Acao cominatoria - Perdas e danos e liminar -
Cumulagéo de agdes - Propriedade industrial -
Nome comercial - Marca - Protecéo -
Anterioridade do registro - Abstengéo
do uso - Possibilidade

Ementa: Acdo ordindria com preceito cominatério.
Propriedade industrial. Nome comercial. Marca. Prote-
cdo. Precedéncia do registro. Abstencdo do uso. Possi-
bilidade. Agravo desprovido.

- A empresa que primeiro registrou, na junta comercial
competente, a denominacéo social de que faz uso tem o
direito do seu uso em detrimento de outra sociedade
qualguer que venha a utilizd-la.

- A anterioridade do uso do nome que identifique a
empresa |G é suficiente, ndo sendo imprescindivel o re-
gistro no INPI, mas, se esse j4 foi solicitado, maior o
direito dessa empresa.

AGRAVO N° 1.0024.08.989186-5/001 - Comarca de
Belo Horizonte - Agravante: Rick & Nit Indéstria e Comér-
cio de Confecgées Lida. - Agravadas: Fragmento Indis-
tria e Comércio Ltda. e outra - Relator: DES. ANTONIO
DE PADUA

Acérddo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14% Camara Civel
do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatério de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigrdficas, & unanimi-
dade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 12 de junho de 2008. - Anténio de

P4dua - Relator.
Notas taquigrdficas

DES. ANTONIO DE PADUA - Trata-se de agravo
de instrumento com pedido de antecipacédo dos efeitos
da tutela recursal interposto por Rick e Nit Ind. e Com.
de Confeccées Ltda., nos autos da "acdo ordindria
com preceito cominatério cumulada com perdas e
danos e liminar" movida por Fragmentos Lida. e Idem
Artigos de Vestudrio Ltda. perante o Juizo da 25° Vara
Civel desta Comarca, inconformada com os termos da
r. deciséo de f. 111/112, que deferiu &s autoras a
antecipacéo da tutela requerida, para determinar que
a ré, ora agravante, se abstenha de utilizar a expressédo
"Fragmentos" em suas atividades comerciais, por qual-
quer forma ou meio, e ainda remover placas de seu
estabelecimento contendo tal designacéo, excluséo de
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lista telefénica ou qualquer outra espécie de divulgagao,
no prazo de 48 horas, sob pena de multa didria arbitra-
da em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

Em suas razdes recursais, aduz, inicialmente, a ile-
gitimidade ad causam da agravada, ao argumento de
que esta ndo detém o registro da marca "Fragmentos".

Quanto ao mérito, sustenta o desacerto da decisGo
censurada, uma vez que o nome por ela utilizado (Frag-
mentos) néo foi copiado da agravada, mas pesquisado e
encontrado em um poema antigo, estando registrado na
Junta Comercial desde 2003, quando ndo havia qualquer
registro da agravada no érgdo competente.

O Unico pedido de registro que havia sido feito
pela agravada - prossegue a agravante - foi definitiva-
mente arquivado, ndo havendo, em decorréncia, qual-
quer &bice a que a mesma passasse a utilizar-se do
nome "Fragmentos".

Aduz mais: somente apds haver formulado pedido
de registro da marca no INPI é que veio a saber que a
segunda agravada havia renovado o seu pedido de re-
gistro do mencionado nome.

Afirma a recorrente estar agindo com lealdade e
boa-f¢, ndo podendo ser prejudicada com a perda do
uso do nome em referéncia, ante a inequivoca negligén-
cia das agravadas, que ndo recolheram a tempo e modo
os dispéndios atinentes ao registro da marca no INPI.

Encerra suas razdes, requerendo o provimento do
recurso para que lhe seja deferido o pedido de anteci-
pacéo dos efeitos da tutela final e, assim, afastar a deter-
minacdo de se abster de usar o nome "Fragmentos" e
também de praticar os demais atos determinados pelo
Magistrado, autor da deciséo censurada.

O preparo se acha comprovado & f. 117.

Conheco do recurso, presentes suas condicdes de
admissibilidade.

Preliminar de ilegitimidade ativa das agravadas.

A preliminar de ilegitimidade atfiva ad causam da
agravada ndo se credencia ao sucesso, impondo-se o
seu afastamento de plano, pois séo elas as que se uti-
lizam do nome empresarial e de fantasia "Fragmentos"
muito antes da agravante, com pedido de registro no
INPI, conforme reconhecido por esta em sua peca recur-
sal, estando, portanto, inquestionavelmente, legitimadas
a figurar no pélo ativo da relacdo formal atinente & acéo
ordindria, de preceito cominatério, contra ela movida
perante o Juizo da 25° Vara Civel desta Capital.

Rejeito a preliminar.

Mérito.

Quanto ao mérito, registro, inicialmente, que, ao
receber o recurso por distribuicdo, proferi o despacho de
f. 122/124, indeferindo a tutela recursal pleiteada, ao
ndo ver na espécie os requisitos tracados pelo art. 273
do CPC, consistentes na probabilidade de existéncia do
direito afirmado pelo demandante, que é a reunido da
prova inequivoca e da verossimilhanca da alegacéo; o



risco de que o direito sofra um dano de dificil ou impos-
sivel de reparacdo ou o abuso de direito de defesa do
demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Imediatamente apés tomar conhecimento da deci-
sGo censurada, a agravante requereu a sua reconside-
racdo, pedido que restou indeferido pelo despacho de f.
116.

Apds regular intimacéo, as agravadas ofereceram
a contraminuta de f. 128/136, em que refutam todos os
argumentos expendidos pela agravante, pedindo, ao
final, o desprovimento do recurso.

Denotam os elementos informativos e probatérios
dos autos que a agravante foi constituida em 13 de
marco de 2003, sob razdo social de Dolce Vita
Confecgées Ltda., alterando-a, no dia 21 do mesmo
més, para Rick & Nit IndUstria e Comércio de Confecgdes
Ltda., com adocéo do nome fantasia Blanc.

As agravadas demonstraram, com a inicial de sua
acdo de cunho ordindrio, cumulada com preceito comi-
natério, que a marca Fragmentos vem sendo por elas uti-
lizada em data muito anterior & da constituigdo da agra-
vante e que, embora seu primeiro pedido de registro da
marca no INPI tenha sido arquivado por falta de paga-
mento das despesas pertinentes ao andamento do
processo, novo pedido de registro, de sua autoria, 4 se
acha protocolado no érgéo.

O art. 209 da lei 9.279/96 - Lei de Marcas e
Patentes - assim dispde, verbis:

Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e
danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos de
violag@o de direitos de propriedade industrial e atos de con-
corréncia desleal ndo previstos nesta lei, tendentes a preju-
dicar a reputagdo ou os negécios alheios, a criar confuséo
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou presta-
dores de servico, ou entre os produtos e servicos postos no
comércio.

8§ 1° - Poderd o juiz, nos autos da prépria agdo, para evitar
dano irrepardvel ou de dificil reparacéo, determinar liminar-
mente a sustago da violagdo ou de ato que a enseje, antes
da citagdo do réu, mediante caucdo em dinheiro ou garan-
tia fidejusséria, caso julgue necessério.

§ 2° - Nos casos de reproducdo ou imitagéo flagrante de
marca registrada, o juiz poderd determinar a apreenséo de
todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens,
efiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou
imitada.

José Carlos Tinoco Soares tece os seguintes
comentdrios ao artigo transcrito:

A acéo civel para a cessagdo da prdtica do ato incriminado,
com o direito de haver perdas e danos em ressarcimento dos
prejuizos causados, poderd ser proposta contra a violagdo
de direitos de patente (arts. 183, 184 e 185), contra a vio-
lacéo de registro de desenho industrial (arts. 187 e 188),
contra a violacdo de marcas ( arts. 189 e 190), contra os
crimes cometidos por meio da marca, fitulo de estabeleci-
mento e sinal de propaganda (art. 191), contra a violagéo
de indicagdes geogrdficas e demais indicagdes (arts. 192,

193 e 194) e contra a prdtica de atos de concorréncia
desleal (art. 195) (Lei de Patentes, Marcas e Direitos Co-
nexos. RT, 1997, p. 296).

Assevera, ainda, o mesmo autor que:

Se, eventualmente, o concorrente pretender a imposicdo dos
seus produtos no mercado ou a prestacdo dos seus servigos
através do aproveitamento do bem alheio, estard forcosa-
mente agindo em flagrante concorréncia desleal. Néo
obstante ser um tanto quanto dificil estabelecer os critérios
que determinardo os atos que se constituem em concorrén-
cia desleal, porque a lei institui genericamente como sendo
o ‘emprego de meio fraudulento, para desviar, em proveito
préoprio ou alheio, clientela de outrem’, cremos que, em
principio, a concorréncia desleal se caracteriza pelo empre-
go de todo e qualquer meio fraudulento (ob. cit., p. 296).

A lei estimula a concorréncia comercial e industrial,
contanto que seja feita de forma salutar, levando-se em
conta os principios morais da probidade e lealdade, ou
seja, com observncia da minima ética profissional.
Excedidos esses limites, cai-se no desvio fraudulento de
clientela.

A hipétese ndo é de tutela antecipada, e sim de
liminar prevista no § 1° do art. 209 da Lei 9.279/96.

Cumpre frisar que a proibicdo ndo é no sentido de
que a agravada ndo comercialize seus produtos, e sim de
que ndo se utilize da marca Fragmentos na sua comer-
cializacdo, da qual vém as agravadas fazendo uso regular.

Conforme se extrai dos dispositivos legais acima
transcritos, especificamente o art. 189, |, da Lei 9.279/
96, é vedado o uso até mesmo parcial da marca
alheia. Portanto, o uso do nome Fragmento, em princi-
pio, ndo é permitido.

As marcas, como lembra Ascarelli, indicam uma
subespécie de produtos. Entre produtos similares, conhe-
cidos por um nome do vocabulério, encontram-se alguns
com caracteristicas préprias, que foram designados por
um nome ou simbolo pelo titular da marca. Isso torna pos-
sivel aos consumidores reconhecerem, de imediato, os
produtos que pretendem adquirir (ou os servicos que dese-
jam utilizar) e ao empresario referi-los em sua publicidade.

Pela importéncia econémica da marca, sua utili-
dade para os consumidores e pelo estimulo que repre-
senta & livre concorréncia, o legislador, a par de manter
as normas que reprimem a concorréncia desleal e
punem os atos confusérios, conferiu & norma o status de
bem imaterial exclusivo (objeto de uma “propriedade”
idéntica & outorgada as obras do espirito), status esse
que decorre do registro criado pela lei (A propriedade in-
telectual e a nova Lei de Propriedade Industrial. Séo
Paulo: Saraiva, 1996, p. 26/27).

E certo que a utilizacdo pela agravante da expressdo
"Fragmentos' pode confundir o consumidor, levando-o a
pensar que os produtos provém da mesma marca, sendo
suficiente para gerar prejuizos & proprietéria da marca.
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Deve ser levado em conta que, além da coincidén-
cia de expressoes, os litigantes comercializam o mesmo
produto, qual seja roupa, o que agrava a situacdo.

H& também pedido de registro formulado pela
agravante, do que se evidencia a existéncia de litigio
administrativo quanto & marca Fragmentos no INPI.

Assim, correta a meu sentir a decisdo censurada,
que conferiu as agravadas a protecdo proviséria do uso
da mencionada marca até o julgamento da acéo prin-
cipal, quando poderéo ser produzidas provas mais con-
sistentes para uma correta e definitiva solugdo da con-
trovérsia.

A vista do exposto, nego provimento ao agravo.

Custas, pela agravante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES HILDA TEIXEIRA DA COSTA e ROGERIO
MEDEIROS.

Stmula - REJEITARAM PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO.

140 | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 59, n° 185, p. 53-287, abr./jun. 2008



